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Tramite : 2 PATENTES DE INVENCION
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Actuacion : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias habiles
contados a partir del envio de la presente citacién, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucion de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacion citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificard por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacion e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resoluciéon se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
nimero de resoluciéon a través de la opcion servicios en linea - caracter general - consulta
actos administrativos.
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SUPERINTENDENCIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
rEsoLucioh 41834

Por la cual se niega una patente de invencion

Rad. N° 03027746

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO (E)
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

g

"

RIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 2 de abril de 2003,
bajo el nimero 03027746, se present6 la solicitud de patente de invencion titulada:
“PROCESO PARA LA PRESERVACION DE FLORES NATURALES".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar
la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordené publicar el extracto sin que se
hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que mediante escrito radicado el 15 de junio de 2004, el apoderado de la
sociedad solicitante informé sobre el cambio de nombre de C.l. Guirnaldas S.A. a
Guirnaldas S.A., segtin obra a folios 44 y siguientes del expediente en estudio.

CUARTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontr6 que la invencion no es
patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se requirié al peticionario en dos
oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

QUINTO: Que mediante escritos radicados el 10 de julio de 2006 y 7 de septiembre de
2007, el solicitante atendié oportunamente los requerimientos formulados y presento
aclaraciones. En ambas oportunidades, el solicitante allegd nuevos capitulos
reivindicatorios, los cuales, se ajustan a lo dispuesto en el articulo 34 de la Decision 486.

SEXTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida por la
Comision de la Comunidad Andina se otorgaran patentes "...para las invenciones, seande
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”.

SEPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 24, contenidas en los folios 111 a 114,
ademas de no cumplir con el requisito de claridad, carecen de nivel inventivo. Lo anterior,
de acuerdo con las siguientes consideraciones:
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1. Objeto de la invencion

La invencién propone un proceso para la preservacion de flores naturales, caracterizado
porque comprende las siguientes etapas: a) seleccion y corte de flores; b) armado de
dispositivos de soporte y parrillas; ¢) primera etapa de deshidratacién con una mezcla de
agua y solvente miscible en agua, con un contenido de solvente no inferiora 70% y a una
temperatura entre ambiente y 100 °C; d) segunda etapa de deshidratacién en la cual se
introduce la mezcla de agua y solvente con un contenido de éste no inferior a 80%; e)
tercera etapa de deshidratacién en la cual el contenido de solvente es no inferior al 90%; )
opcionalmente, la tercera etapa de deshidratacion se repite incrementando el contenido de
solvente en la mezcla; g) etapa de infiltracidn en la cual las flores se someten a un bafio
con mezcla de colorantes, el solvente de las fases de deshidratacion, un polimero soluble
en dichos colorantes y solvente, y opcionalmente otras substancias que ayuden a
proporcionar el color deseado; y, h) una etapa de evaporacion.

El problema planteado en esta solicitud es prolongar la duracién de la apariencia y textura
frescas de las flores.

2. De las reivindicaciones

El articulo 30 de la citada Decision 486 establece que “las reivindicaciones definiran la
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcion”.

En el presente caso, a pesar de que en la respuesta al requerimiento de fondo se
anuncian cambios en las reivindicaciones para mejorar su redaccion, el texto conserva las
mismas deficiencias anotadas en dicho requerimiento. Se insiste, por ejemplo, en la no
definicion clara del solvente. Se menciona que puede tratarse de un solvente cuaiquiera,
para inmediatamente afirmar que la cantidad de alcohol no debe sobrepasar un limite
especificado.

En conclusion, la solicitante no ajusté el capitulo reivindicatorio para que cumpliera
plenamente con lo establecido del articulo 30 de la mencionada Decision 486.

3. Determinacion del estado de la técnica
3.1 Fecha determinante para el analisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 2 de abril de 2003, que corresponde
a la fecha de la presentacion de la solicitud, como quiera que no se invocé prioridad
alguna, segun obra en el folio 1 del expediente en estudio.
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3.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontr$ el
documento JP110602 titulado “Preservative treatment on plant and composition for the
treatment”, publicado el 28 de abril de 1997, anterior a la fecha de la presentacion de la
solicitud en cuestién y relacionado con la materia de la misma.

4. Nivel inventivo

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la misma Decision 486, "se considerara que una
invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada
en la materia técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resultado obvia ni se
hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma Decision,
comprende “todo lo que haya sido accesible al plblico por una descripcion escrita u oral,
utilizacién, comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de
la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En términos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“El articulo 4 de la Decisién 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la
invencién goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni que
hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al
examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existian al momento
de la invencién, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese
sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio
y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

“Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo
siguiente:

‘Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico e
un elemento que le permita afirmar o no si a la invencién objeto de estudio no se habria
podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existian en ese momento dentro
del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que
realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectua con respecto al
nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parémetro de referencia el ‘estado de
la técnica’, en el primero, se coteja la invencién con las ‘anterioridades’ existentes dentro
de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se
exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general
que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su
apreciacion de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha
podido o no producirse tal invencion’
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“Ahora bien, a los efectos del articulo 4 de la Decision 344 resulta pertinente definir que se entiende
por “obvio” y por “evidente” a fin de, consecuencialmente, determinar qué se debe entender por nivel
inventivo.

“Lo obvio es “aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o0 pone
delante de los ojos o que no tiene dificultad”. Mientras que lo evidente “es algo tan cierto y claro que
nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que
muestra certeza y claridad”D. Como se podra ver, la diferencia radica en lo “tan”, de forma que algo
que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

“En este orden de ideas, se puede concluir que una invencién goza de nivel inventivo cuando a los
ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo mas que la simple aplicacién
de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el
estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado”.

Ahora bien, la invencién en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que
un experto medio en el arte correspondiente, con la simple aplicaciéon de los
conocimientos técnicos en la materia podria llegar a ella.

En efecto, el documento JP110602 enuncié de manera previa, que con el fin de producir

un producto vegetal, tal como una flor o una hoja, con formas y colores naturales porlargo -

tiempo a una gran escala, se sustituye el agua en la planta con un solvente organico y
luego se aplica una resina sobre ella, evaporando luego el solvente organico.

En la anterioridad enunciada, también se explica que el color y la forma se fijan
sumergiendo la planta en un solvente organico volatil sin dafiar la forma y luego se hace
evaporar el solvente. Luego se aplica una resina a la planta a la cual se ha sustituido el
agua con el solvente orgénico, se evapora el solvente después de que la resina se ha
impregnado a las células.

Ahora bien, en comparacion con estas ensefianzas, la solicitud reivindica un proceso que,
aparte de los pasos obvios de seleccion y corte de flores y armado de la estructura para
colocar las flores y colocacién de las mismas en dicha estructura, consiste
fundamentalmente de los mismos pasos ensefiados en el documento JP110602, aunque
con algo mas de detalle. El solicitante parte el paso de sustitucién de agua por solvente
organico en tres etapas, que solo se diferencian por la concentracién creciente de alcohol
y aporta detalles sobre el tiempo. Este hecho de partir un paso en tres etapas no
representa un salto cualitativo en la técnica, puesto que a partir de las ensefianzas del
mencionado antecedente un experto medio en el arte correspondiente habria encontrado
este tipo de variantes.

El antecedente menciona el hecho de que el solvente se evapora, lo cual es un claro
indicio de que a dicho experto medio se le sugiere directamente sin ambigiedades

1PROCESO 88-1P-2005, sentencia de interpretacién prejudicial del 27 de julio del 2005.
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aumentar la temperatura para hacer evaporar dicho solvente. Asi mismo, los tiempos de
permanencia de las flores en el solvente son muy variables y son derivables de
elementales pruebas de rutina. Finalmente, la etapa de infiltracion con polimeros también
se sugiere en el antecedente japonés.

Cabe anotar, que los demas detalles que caracterizan al objeto solicitado en las
reivindicaciones dependientes, son comunes en la técnica.

Siendo ello asi, es claro que la invencién en estudio no es mas que la simple aplicacién de
los conocimientos técnicos en la materia, es decir, se deriva de manera evidente del
estado de latécnica, y resulta obvia para un experto medio en el arte correspondiente,
motivo por el cual se considera que la invencién de las reivindicaciones 1 a 24 de la
solicitud en estudio, no cumpien con el requisito de nivel inventivo definido en el
mencionado articulo 18 de la Decisiéon 486.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

Con relacién a los comentarios del solicitante, allegados con motivo de la notificacién de
fondo, se considera lo siguiente:

o Con respecto a las ensefianzas del documento JP110602 (llamado D2 durante la
actuacion administrativa), afirma el solicitante que “a partir de lo que dice D2, no hay
ninguna evidencia de se esté calentando el solvente y que esta sea la razon de la
‘subsiguiente evaporacién’ y mucho menos, se puede deducir que dicho solvente es
posteriormente y condensado y reutilizado”.

Como ya se indicd en la presente resolucion, para un experto con conocimientos
medios en solventes es clarisimo que si la tecnologia previa indica evaporacion, esto
involucra con toda seguridad un cambio de temperatura para regular dicha
evaporacion. Ademas, cualquier técnico con conocimientos medios en solventes,
conoce las diferentes técnicas de manejo de los mismos, tal como su condensacion
para reutilizacion. El solicitante no puede pretender que las antiquisimas técnicas de
manejo de solventes pueden dar altura inventiva a un proceso que se caracteriza por
mantener la frescura de las flores y no por el manejo de los solventes.

e Afade el solicitante que “el solvente no es el convencional para este tipo de
procesos (acetona), sino que utiliza etanol.”

Al respecto, y como ya se vio, el solicitante nunca corrigié este punto en las
reivindicaciones habiendo dejado la palabra muy general de “solvente”. Por otra
parte, en el mencionado antecedente también se utiliza el término “solvente
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organico” que se puede aplicar perfectamente al etanol. Luego, esta sugerencia es
valida para afectar el nivel inventivo de la solicitud.

Como se observa, los comentarios del solicitante efectuados con motivo de la notificacion
de fondo, fueron completamente desvirtuados, por ello se puede ratificar que la invencion
en cuestion, carece de nivel inventivo.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencion a la creacion
denominada: “PROCESO PARA LA PRESERVACION DE FLORES NATURALES".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Alvaro Correa Ordofiez, en su
calidad de apoderado de la sociedad Guirnaldas S.A., 0 a quien haga sus veces, el
contenido de la presente resolucion, entregandole copia de la misma, advirtiéndole
que contra ella procede el recurso de reposicion ante el Superintendente de Industria y
Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE . , ... on
Dada en Bogota D.C., a los P b 2007

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERC ;
- au.el \W9de

MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

Doctor

ALVARO CORREA ORDONEZ
Avda. 82 N° 10 — 62 Piso 6°
Bogota D.C.
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porcentaje de pureza. Enla primera etapa de deshidratacion se utiliza un solvente al 70%, en
la segunda deshidratacién‘ al 80% y en la tercera al 90% (es decir este es el mas puro).
Cuando el solvente del 90%: alcanza el nivel minimo especificado para alguna de las otras
etapas (por ejemplo la de 80%), se utiliza en un nuevo lote de flores que necesiten el grado
alcoholico de 80%. Cuando este solvente de 80% llegue a un porcentaje de 70%, entonces
se utiliza en la etapa en que las flores se deshidratan con el solvente a 70%. Finalmente,
cuando el grado de alcohol esta por.,éebajo del nivel en que puede ser utilizado en la primera
etapa, se retira del proceso y se recupera por destilacion hasta que nuevamente tenga un alto

grado alcohdlico.

Entonces, al utilizar el solvente muy puro con el lote de flores que ya estin casi
completamente deshidratadas y sin pigmentos solubles en agua (etapa final), se optimiza la
potencia deshidratadora del solvente por cuanto el de 90% lo utilizo para retirar las Gltimas
trazas de humedad que sélo se extraen con un solvente casi puro. Asi mismo, se deja el
solvente menos puro (0 con mas agua) para retirar la humedad mas facil de retirar y los
pigmentos que son solubles en agua, y que obviamente no seran retirados con el solvente

casi puro.

3.2.4.2. Las flores obfenidas de la deshidratacion en tres etapas son Optimas para el siguiente
paso de infiltracion: El blanqueamiento de las flores es el resultado de las varias etapas de
deshidrataciéon con solvente de diferentes grados de humedad, que definitivamente no
pueden haberse derivado de la patente japonesa, por cuanto en dicho invento nibsiquiera

buscan remover los pigmentos naturales, sino todo lo confrario, mantenerlos.

Entonces, a medida que las flores pasan por las tres 0 mas etapaé de deshidratacion descritas,
van sufriendo una extraccidon de sus pigmentos de manera que, al final del proceso de
deshidratacion, las flores han sido decoloradas y estan listas para recibir cualquier color en la
etapa posterior de infiltracion. La utilizacion de etanol con distintos contenidos de agua y el
hacer varias extracciones que actian a manera de lavados, permite la remocién de un amplio

espectro de pigmentos de las flores, tanto los solubles en agua como los solubles en alcohol,

que no seria factible si se utilizara tinicamente solvente anhidro y si se permitiera la

acumulacion de pigmentos en el mismo.
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Precisamente andlisis llevados a cabo por cromatografia en papel de los pigmentos de las

flores han demostrado que:

Los pigmentos rosados y rojos de las flores son solubles en agua y se separan en solventes
bajos en etanol. Los pigmentos naranjas y verdes no son solubles en agua y se extraen con
concentraciones medias de etanol. El pigmento amarillo no es soluble en agua y solo se

separa al utilizar un solvente con alta concentracion de etanol.
Se recuerda que a las plantas de la patente japonesa no se le extraen los pigmentos naturales.

3.2.43. La etapa de infiltracién de la presente solicitud no requiere el lavado posterior:
Dado que las flores quedan tan blancas después de pasar por las etapas de deshidratacion, no
ceden impurezas ni afectan el color de las mezclas que se usan posteriormente en la etapa de
infiltracion, lo que hace posible que éstas sean reutilizadas. Esto representa una gran ventaja

desde el punto de vista econémico y ecologico al proceso de preservacion de flores.

En vista de todo lo anterior, no es de ninguna manera obvio ni facilmente derivable del
estado de la técnica realizar una deshidratacién en tres etapas como la del proceso de la

invencion colombiana.

3.2.5. El hecho de que el resumen de la patente japonesa muestre que “el solvente se

evapora” no es indicio que haga evidente a la invencion colombiana.

Tal y como se expone en el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invencion
en las oficinas de propiedad industrial de los paises de la Comunidad Andina para la

determinacién de nivel inventivo:

“El Examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objecion respecto a la

5 . , s . r . T 3
Jalta de nivel inventivo de una invencion debe probarse a partir del estado de la técnica,

* Manual para el examen de solicitudes de patentes Op cit p. 76
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De esta manera, el Examinador se equivoca cuando establece que la evaporacion que se
menciona en el resumen de la invencion japonesa JP 110602 permite de manera evidente

derivar la etapa de evaporacion de la invencion colombiana.

Ahora que se cuenta con el texto completo de la patente japonesa en espaiiol, se puede
verificar que la etapa de evaporacién que someramente se menciona en el resumen,
corresponde a la descrita en el paragrafo [00010] cuarto parrafo en donde solo dice que se

somete la planta deshidratada a un secado por aire caliente para que pase a la siguiente etapa.

En ninguna parte del texto de la patente japonesa se sugiere o invita al lector para que llegue
a desarrollar una etapa de evaporacion como la que se hace en el proceso de la invencion
bajo estudio y que se puede llevar a cabo en condiciones de vacio y por un tiempo de 60
minutos. Entonces, contrario a lo que se afirma en la Resolucién que se impugna, las
variables protagonistas en la evaporacion del método de la presente invencion son el tiempo,
la presioén de vacio y la temperatura. Ver pagina 15 y reivindicacién 1 de la presente

solicitud.

3.2.6. Es equivecado equiparar la etapa de infiltracion de la presente invencion con la

etapa de aplicacién de resina de la patente JP 110602.

El propdsito primordial de la etapa de infiltracion de la presente invencion es devolver la
flexibilidad y suavidad a la flor, que fue sometida a la deshidratacion, y aplicarle el pigmento
deseado. Esta infiltracion utiliza un medio que contiene polietilenglicol, para devolver las
caracteristicas de suavidad y elasticidad a las flores tratadas y asi obtener un producto final

con apariencia de una flor recién cortada.

La patente japonesa incluye la aplicacion de resinas para, por un lado evitar que “/a humedad
del ambiente ablande el tejido de la planta ya disecada y esta humedad también trae la
decoloracion de la planta ya procesada” (Ver parrafo [0007] de la traduccion al espafiol de
la patente JP110602) y por otro lado, como la planta obtenida con este proceso no es flexible
como la flor de Guirnaldas, sino que por el contrario, se puede resquebrajar facilmente
entonces, se aplica a la planta una capa final de resina, particularmente una resina

modificada de caucho de nitrilo. (ver parrafo [00012] de la traduccion al espaiiol).
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Las etapas anteriormente descritas no pueden de ninguna manera anticipar la etapa de
infiltracién de la invencion bajo estudio. De manera equivocada considera ese Despacho que
como el polietilenglicol de la presente invencidn es un tipo de resina, entonces el paso de
infiltracion es obvio a partir de lo que se describe en JP 110602.

Reitero que el objeto de la etapa de infiltracién de la invencion colombiana es devolver la
flexibilidad y suavidad a la flor para que guarde la apariencia de una flor fresca, mientras
que la aplicacion de resinas en la patente japonesa es para evitar el impacto de la humedad a
la planta y la ltima aplicacion es para evitar que se resquebraje por cuanto se obtiene una

flor rigida.

En la patente japonesa mencionan que las resinas para la primera aplicacion se pueden
seleccionar del grupo que consiste de: resina urea-melamina, resina epoxica, resina acrilica y
resina de uretano. Estas resinas son completamente diferentes al polietilenglicol en cuanto a

sus caracteristicas fisicoquimicas; por ejemplo, todas estas resinas son insolubles en agua,

mientras que el polietilenglicol es soluble en agua. Entonces, asi como en el proceso de la

patente japonesa no pueden utilizar el polietilenglicol por las condiciones del medio de
operacion, la invencion de Guirnaldas tampoco puede utilizar ninguna de las resinas

sugeridas en JP110602.

Por ultimo, la resina de recubrimiento final de la patente japonesa es resina modificada de
caucho de nitrilo que ademas debe aplicarse disuelta en xileno para que recubra el producto

final.

Para sustentar lo anterior, adjunto copias de libro “the Merk Index” y del Diccionario
Enciclopédico de Ciencia y Tecnologia en donde se pueden ver las definiciones del
polietilenglicol y de algunas de las resinas que se utilizan en la patente japonesa. Hago
énfasis en que una de las caracteristicas del polietilenglicol es su solubilidad en agua,
mientras que las otras resinas mencionadas en el antecedente japonés no tienen esta
caracteristica; de igual manera, he subrayado en el anexo que el polietilenglicol es un
solvente de baja toxicicidad mientras que el xileno, en el cual se disuelve la resina de
recubrimiento de la patente japonesa, tiene efectos negativos ante la sobreexposicion por

inhalacidn.
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“‘M4s alin, un técnico que quisiera“obtener las flores con las caracteristicas de las de

Guirnaldas no utilizaria la patente japonesa JP 110602, por cuanto un objetivo de dicha
invencion es mantener los pigmentos naturales de la flor y no retirarlos como lo hace el
método de la invencién colombiana ademéas del hecho de mantener las caracteristicas de

flexibilidad naturales que definitivamente no se logran con la patente japonesa.

3.2.4. La sustitucion de agua en la planta con un solvente organico que se presenta en
JP 110602, no sugiere la deshidratacion en tres etapas que se reclama en la presente

invencion.

Respetuosamente considero que no es correcta la afirmacion: “El solicitante parte el paso de
sustitucion de agua por solvente orgdnico en tres etapas, que solo se diferencian por la
concentracion creciente de alcohol y aporta detalles sobre el tiempo. Este hecho de partir
un paso en tres etapas no representa un salto cualitativo en la técnica, puesto que a partir
de las ensefianzas del mencionado antecedente un experto medio en el arte correspondiente

habria encontrado este tipo de variantes.” (ver pagina 4 de la Resolucion 41834).

Tal y como se afirmé en las dos respuestas a los examenes de patentabilidad de este éaso, la
deshidratacion en tres etapas que se efectiia en el proceso de Guirnaldas no es de ninguna
manera bbvia ni mucho menos derivable de lo descrito en la patente japonesa Jl; 110602 en
donde la deshidratacién se presenta en un solo paso, pero no se refiere ni a la temperatura ni

a la presion bajo la cual se debe llevar a cabo esta operacion.

La deshidratacion que realiza el proceso bajo estudio fue el resultado de un analisis en donde
se tuvo en cuenta un nimero importante de variables: el solvente ideal, los grados de pureza
del solvente para lograr la extraccién que se requeria, temperatura, presion y tiempo de

operacion, impacto ambiental y factores econdmicos, entre otros.

Las siguientes ventajas fueron comprobadas con la utilizacion de una deshidratacion en tres

- - y s - Ce .z
etapas, en contraposicion a una deshidratacion en una etapa:

3.2.4.1. Optimizacion del uso del ,‘ solvente por medio de los diferentes porcentajes de
solve’nté en agua para cada etapaf ~Tal y como se describe en el texto de la presente

invencion, cada etapa de deshidratacion se lleva a cabo con un solvente con diferente

B
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3.3. Claridad de las reivindicaciones

Ese Despacho considera que las reivindicaciones carecen de claridad por cuanto: “a pesar de
que en la respuesta al requerimiento de fondo se anuncian cambios en las reivindicaciones
para mejorar su redaccion, el texto conserva las mismas deficiencias anotadas en dicho
requerimiento. Se insiste, por ejemplo, en la no definicion clara del solvente. Se menciona
que puede tratarse de un solvente cualquiera, para inmediatamente afirmar que la cantidad

de alcohol no debe sobrepasar un limite especificado.”

Lamentablemente por un error dactilografico las reivindicaciones modificadas que se
presentaron en el Gltimo examen de la solicitud, no incluian la modificacion que como bien

lo nota el Examinador, si se anunciaba en el texto de mi memorial.

Es evidente que el deseo del solicitante era modificar las reivindicaciones para que se dijera
“una mezcla de cualquier solvente miscible en agua, con un contenido de solvente no

inferior al ...”.

No es razonable que por un error de este tipo, se esté negando una patente de invencion
cuando el propésito del solicitante era modificar las reivindicaciones tal y como lo anuncié
expresamente en el escrito, en el formulario de modificaciones y con la tasa de modificacion

que se pago.

Presento junto con este escrito un nuevo capitulo reivindicatorio que contiene las
modificaciones anunciadas en el memorial de respuesta al segundo examen de fondo, y por
lo tanto, no se pretende realizar nuevas modificaciones a las que se hicieron durante la etapa

procesal del presente tramite.

Ahora, el solvente miscible en agua que se menciona en la reivindicacion 1, se define en la
reivindicacion 12 (dependiente de la 1), en donde se dice que es un alcohol, y luego en la

reivindicacion 13 se limita aun mas indicando que es etanol.

Si después de las explicaciones que se ofrecen en las respuestas a los exdmenes de
patentabilidad el Examinador aun encuentra deficiencias de claridad, deberia requerir

nuevamente al solicitante para que tenga la oportunidéd de hacer las modificaciones

16

\+Q



o

B & MYKE 7.
Hix

solicitadas por el Examinador y no simplemente proceder a emitir una resoluciéon como la

que ahora se objeta.
3.4.  Otros aspectos importantes en relacion con el tramite de la solicitud
3.4.1. Evaluacion del nivel inventivo no ajustada a la prictica de patentes.

Una vez mas reitero que para la evaluacion del nivel inventivo a la luz de la patente japonesa

no siguio el criterio general para evaluacion de nivel inventivo.

El método que mas se utiliza es el de “problema-solucién” en donde el Examinador debe:
identificar el estado de la técnica mas cercano, identificar las caracteristicas técnicas de la
invencion que son diferentes con respecto a la anterioridad y definir el problema técnico a

solucionar sobre el estado de la técnica.’

Si se realiza este analisis para la presente invencion con relacion a la patente japonesa JP
110602 es incuestionable que la presente invencion cuenta con nivel inventivo sobre las

ensefianzas de dicha patente identificada por el Examinador.
3.4.2. Reporte de busqueda internacional

Una vez mas solicito que se tenga en cuenta para este tramite el reporte de busqueda y
opinién escrita hecha para la solicitud PCT, en donde se hizo un analisis de novedad, nivel
inventivo y aplicacion industrial para esta invencion, resultado en el cumplimiento de los

tres requisitos para la totalidad de las reivindicaciones.

Contrario a lo que se establecié en el segundo examen de patentabilidad, la patente japonesa
no se tuvo en cuenta en el analisis por resultar completamente irrelevante para esta

invencion, por esta razén la Oficina de patentes espafiola no la menciond en su reporte final.

* Ibidem, p. 77
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En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente
documento y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invencion para el

invento que se tramita en este expediente.

4. ANEXOS

Anexo 1. 'Copia de la patente JP 110602 y su respectiva traduccion al espafiol. También se
adjunta la version en inglés. '

Anexo 2. Paginas del “the Merk Index” y del Diccionario Enciclopédico de Ciencia y
Tecnologia.

Anexo 3. Capitulo Reivindicatorio Modificado segiin el segundo examen de patentabilidad.

5. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Avenida 82 No. 10-62 Piso 6 de la

ciudad de Bogots, D.C.

Atentamente,

ALVARG CORREA ORDONEZ
C.C.No0.79.143.366 de Usaquén
T.P.20.281

{
Anexos /

BOGATM/BOGDMS-100622 DOC
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